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ENTSCHEIDTUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 31. Juli 2006

Beschwerdefiihrer: Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 Munchen (DE)
Vertreter: -
Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des

Europédischen Patentamts, die am 31. Marz 2004
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 97101236.4
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. S. Clelland
Mitglieder: A. J. Madenach
R. Moufang
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Sachverhalt und Antrage

IT.

1424.D

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die
Entscheidung der Prufungsabteilung, zur Post gegeben am
31. Marz 2004, die europaische Patentanmeldung
97101236.4 auf der Basis des Artikels 84 EPU flUr sich
allein betrachtet und in Verbindung mit Regel 27 (1) b)

und 29 (7) EPU zurlickzuweisen.

Die Entscheidungsgrinde der Prufungsabteilung kénnen wie

folgt zusammengefasst werden:

- Die in den ursprunglich eingereichten und
erstinstanzlich nicht geé&nderten Ansprichen 1 und 2
in Klammern gesetzten Ausdrlcke lassen unklar,
inwieweit diese Ausdrlcke als Einschrankung der
Ansprliche zu interpretieren sind. Folglich seien die
Ansprlche 1 und 2 entgegen den Erfordernissen des

Artikels 84 EPU nicht deutlich.

- In der Beschreibung sei der von der Prufungsabteilung
als flr das Verstandnis der Erfindung nGtzlich
angesehene Stand der Technik entgegen den
Erfordernissen der Regel 27 (1) b) EPU nicht

angegeben.

- Die in den Ansprilichen genannten technischen Merkmale
seien entgegen den Erfordernissen der Regel 29 (7)

EPU nicht mit Bezugszeichen versehen.

Die Prifungsabteilung &uRerte im Ubrigen die Auffassung,
dass die Anmeldung den Erfordernissen des Artikels 52 (1)

EPU genlige.
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IITI. Die Beschwerdeflhrerin legte gegen diese Entscheidung
mit Schreiben vom 13. April 2004 Beschwerde ein und
beantragte gemaff Hauptantrag, ein Patent auf der Basis

der ursprlinglich eingereichten Unterlagen zu erteilen.

Als erster Hilfsantrag wurde beantragt, ein Patent auf
der Basis der urspringlich eingereichten Anspriiche und
einer der Beschwerde beigefliigten gednderten
Beschreibungseinleitung, die den von der
Prifungsabteilung zitierten Stand der Technik angibt, zu

erteilen.

Als zweiter Hilfsantrag wurde beantragt, ein Patent auf
der Basis der urspringlich eingereichten Beschreibung
und eines der Beschwerde beigefligten neuen
Anspruchssatzes, in dem die von der PriUfungsabteilung
beanstandeten Ausdrlcke in Klammern gestrichen wurden
und der die von der PrlUfungsabteilung als fehlend

beanstandeten Bezugszeichen aufweist, zu erteilen.

Als dritter Hilfsantrag wurde schliefflich beantragt, ein
Patent auf der Basis der der Beschwerde beigeflgten,
geanderten Beschreibung und des geadnderten

Anspruchssatzes zu erteilen.

Die Beschwerdefihrerin legte ferner folgenden Antrag
vor: "Flir den Fall, dass sich die Beschwerdekammer den
Auffassungen der Beschwerdefihrerin nicht ohne weiteres
anschlieffen will,

- mdbchte die Beschwerdeflihrerin anregen, diese
Rechtsfragen der Groflen Beschwerdekammer des EPA gemaf
Artikel 112 EPU zur Entscheidung vorzulegen,

- beantragt die Beschwerdefihrerin die Durchfihrung

einer miindlichen Verhandlung".
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IV. Die Kammer hat in einer Anlage zur Ladung fir eine
mindliche Verhandlung gemafd Artikel 11 (1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern am 15. Mai 2006

zur Sache vorlaufig Stellung genommen.

V. Die Beschwerdefihrerin hat daraufhin mit einem Schreiben
vom 23. Maili 2006 erklart, die Beschwerde auf den dritten
Hilfsantrag zu beschranken, und auf eine mindliche
Verhandlung unter der Voraussetzung verzichtet, dass die
Beschwerdekammer im Sinne dieses dritten Hilfsantrags
entscheidet oder die Sache an die PriUfungsabteilung

zurluckverweist.

VI. Auf einen weiteren Bescheid der Kammer vom 23. Juni 2006
hin hat die Beschwerdeflhrerin mit Schreiben vom
4. Juli 2006 einen neuen Antrag eingereicht und die
Erteilung eines Patents auf der Grundlage dieses Antrags

beantragt.

VII. Daraufhin hat die Kammer die anberaumte mindliche

Verhandlung abgesetzt.

VIII. Anspruch 1 des Antrags vom 4. Juli 2006 lautet wie folgt:

"Mobiltelefon-Modul als integraler Bestandteil eines
Systems nachrichtentechnischer Gerate (1),
beispielsweise von Autoradio- oder
Autonavigationseinheiten, mit einem abnehmbar
ausgebildeten Bedienteil und einer Schnittstelle
zwischen der Systemeinheit und dem Bedienteil,

dadurch gekennzeichnet,

dass auf der hinter dem Bedienteil liegenden Geratefront

separate Kontaktelemente (3) angeordnet sind, an die die
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zugehdérigen Kontaktelemente einer Einrichtung zum
Ubertragen der Software flir Betriebs- und
Wartungsfunktionen des Mobiltelefon-Moduls und
gegebenenfalls fir die Steuerung des Systems

anschlieffbar sind."

Die unabhangigen Anspriiche 2-4 betreffen ein
Mobiltelefon-Modul gemdfs dem Oberbegriff des Anspruchs 1
mit einer Infrarot-Schnittstelle (Anspruch 2), einem
Steckadapter (Anspruch 3) und einem Bedienteilgehduse

mit integrierter Elektronik (Anspruch 4).

Entscheidungsgrinde

1. Der Antrag der Beschwerdefihrerin entspricht den
Erfordernissen des Artikels 84 EPU fiir sich allein
betrachtet und in Verbindung mit Regel 27 (1) b) und
29 (7) EPU.

1.1 In den Ansprlchen 1 und 2 wurden die von der
Prifungsabteilung als unklar befundenen, in Klammern
gesetzten Ausdriicke gestrichen. Folglich wurde dieses
Hindernis behoben. Die Kammer kann auch von sich aus

keine weiteren Klarheitsmangel erkennen.

1.2 In der Beschreibung ist der von der PrlUfungsabteilung
als flr das Verstandnis der Erfindung nttzlich erkannte
Stand der Technik entsprechend den Erfordernissen der

Regel 27 (1) b) EPU angegeben worden.

1.3 Die in den Ansprlchen genannten technischen Merkmale
sind entsprechend den Erfordernissen der Regel 29 (7)

EPU mit Bezugszeichen versehen worden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Basis

des Antrags vom 4. Juli 2006 an die erste Instanz

zurlckverwiesen.
Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende
D. Magliano A. S. Clelland
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